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アブストラクト:特許権については､無効理由が内在している
権利に基づいて権利行使がなされることもみられる状況であ
り､裁判所においては､権利行使を認める判決や権利の濫用に
当たり権利行使できないなど､種々の対応が取られてきた｡本
稿では､無効理由を孝んだ特許権の権利行使について裁判所の
判断をいくつか紹介し､今後取り得る対応について所見の一端
を記す｡
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1 はじめに
特許権は､特許庁の審査官又は審判官が特許査定又は特許をすべき旨の
審決を行うことにより､特許庁の特許登録原簿に登録されて権利が発生す
る｡特許法は ｢審査官は､特許出願について拒絶の理由を発見しないとき
は､特許をすべき旨の査定をしなければならない｣(特許法51条)と規定
し､特許出願が､拒絶の理由がない場合に特許査定をすることを要請し､
特許にする理由を発見したからではないことを明らかにしている｡すなわ
ち､特許権が設定された発明においても､特許権が拒絶の理由を内在して
いる可能性があることは､無効審判に関連する規定とともに､法は許容し
ているとみることができる｡
無効理由を畢んだ特許権については､無効審判を請求することにより､
審判合議体が審理し､無効として取消すか否かの判断である審決がされ､
これに不服がある者は､知的財産高等裁判所へ審決取消を求める訴えを提
起する道が設けられている｡
特許権は､独占的に発明を実施する権利であり､この権利を侵害する者
に対しては､裁判所へ訴えることにより､損害賠償を始め種々の救済手段
が設けられている｡一方､訴えられた者は権利が無効であることを主張す
るために無効審判を請求する場合もあり､権利の有効性について､行政機
関である特許庁と司法機関である裁判所とで､並行して審理され､時には
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相反する結論となることもある｡
特許権に無効理由がない場合には､裁判所だけで審理すれば済むのだ
が､往々にして､無効理由が発見され､あるいは発見したと主張して裁判
で主張され､他方では特許庁へ無効審判が提起されることがある｡
無効理由を卒んだ特許権について侵害訴訟で無効が主張された場合にど
うするかは､現在の特許制度の創設時からある問題であり､最高裁判所の
判例により取り得る方向性はかなり示されてきているが､それでも現時点
において明確な解決手段が確立されているとはいえない状況である｡
本稿では､無効理由を孝んだ特許権についての裁判所での判断の流れを
みることにより､今後の対応について私見を述べる｡
2 大審院判決 (硝子腕環製造装置事件)
大正6年の大審院判決に､無効原因があっても実用新案の登録は効力を
有するから､その侵害は権利侵害となるとしたものがある｡(1)
硝子腕環製造装置に関する登録実用新案についてであるが､登録を受け
た以上は､たとえその考案が公知公用のものであっても無効審判において
無効とされない以上､実用新案登録の効力は有効であるとして､権利侵害
を認め上告を棄却したものである｡
特許権を設定し､特許権を無効にする権限は特許庁にあり､権利侵害訴
訟において特許権を無効にすべきものであると裁判所が心証を得ても､裁
判所は､特許権が外形上有効であれば無効にする権限を有さないことは､
その後も変化はない｡
結局､この判例は､平成12年のキルビー事件判決における判例変更まで
維持されることとなる｡
拒絶査定不服審判などの査定系審判､あるいは当事者系である無効審判
を経て裁判所に判断が求められた場合においても､裁判所は､特許庁の判
断が正しいか否かを判決で示すのみであって､無効にしたり､特許にした
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りする権限を有することはない｡
この判決の後､権利が存在することと､権利行使を認めることとは別問
題であり､権利が無効であることを明言することなく､権利侵害とならな
いとして､公知技術が特許発明の技術範囲に含まれないと判断した判決が
みられる｡
3 裁判での新たな証拠に基づく審決取消の主張
(‖ 製粉機事件
昭和28年の査定系事件の判決で､最高裁判所は､審判の際主張されな
かった事実､審決の基礎としなかった事実を訴訟において新たに主張する
ことは違法ではない､ことを示した｡(2)
上告人は､｢証拠は､原審 ･東京高等裁判所で始めて主張立論したもの
であり､特許願の拒絶査定事件の訴えは審判を経て来ないと提起できない
のであって､裁判所は請求が理由ありと認めたときは審決を取消すのみ
で､さらに進んで実質的の判定はできないのであり､技術上の判断は必ず
一度は特許庁の審判を経て来る立前になっている｣と主張したが､裁判所
は､審判の審決取消請求の訴訟においては､｢原審が事実審である以上､
審判の際主張されなかった事実､審決の基礎としなかった事実を当事者が
訴訟において新たに主張することは違法ではなく､またかかる事実を判決
の基礎として採用することは少しも違法ではない｡｣と判示して上告を斥
けている｡
(2) 大統領商標事件
昭和35年に商標の当事者系事件判決において､最高裁は ｢訴訟の段階
も､攻撃､防禦の方法として､新な事実上の主張がゆるされる｣と判断し
ている｡(3)
上告審で､｢審決に対する訴訟では､審判の段階で主張されなかった事
無効理由を率んだ特許権 (杉山) 5
実を主張することがゆるされないにかかわらず､原判決は､本訴で当事者
が新しく主張した事実に基づいて判決をした違法がある｣と上告人が主張
したが､裁判所は､｢審判における争点は､上告人の商標が法2条 1項9
号､11号に該当するかどうかであり､右の争点に関する限り､訴訟の段階
も､攻撃､防禦の方法として､新な事実上の主張がゆるされないものでは
ない｡｣として､審決取消訴訟において､新たな証拠により審決を取り消
す判決ができることを示した｡(4)
争点は､9号の他人の商標と同一､11号の誤認混同を生じるおそれにつ
いてであり､この点に関する限りは､新たな証拠の提出を容認しており､
他の理由であれば､請求の趣旨が変更になることから許されないとしてい
る｡
ここまでの紹介した事件では､侵害訴訟などの民事事件については登録
された権利に対して無効を主張することは許されないが､審決取消の行政
事件では､新たな証拠によっても無効を主張､すなわち違法性を主張でき
ることを裁判所は示していることとなる｡もっともこれら以外の判決が存
在することは認められる｡
なお､上記の事件が適用される大正10年法では､特許無効審判について
は､5年間の除斥期間制度があり､無効理由があっても無効審判を請求す
ることができない状況が生じていた｡除斥期間制度を設けるに際し､無効
理由のある特許権による権利行使については､権利濫用の法理でこれに望
むことが立法者の予定した法的理念であったようであるが､実際にはほと
んど意識されなかったようである｡(5)
昭和35年法においてこの除斥期間制度は廃止され､いつでも無効審判を
請求できることとなった｡
(3) 造花実用新案事件
昭和43年に､実用新案登録無効審判の審決取消請求事件判決において､
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最高裁判所は､｢審決が､訴訟の結果判明したところによって維持しがた
いと認められるときは､その審決は違法のものとして取り消さる｣と判断
している｡(6)
最高裁判所は､判決の中で上記昭和35年の大統領商標事件の判決も引用
し､｢係争の登録無効事由の存否についての審決の認定判断が､訴訟の結
果判明したところによって維持しがたいと認められるときは､その審決は
違法のものとして取り消さるべく､このことは､一般の行政処分の取消訴
訟において､処分要件を欠くことの判明した処分が違法として取り消され
るのと異なるところはない｡｣との判示がなされた｡
行政機関である特許庁と裁判所は制度上審級関係に立たないのであるか
ら､裁判所は行政機関の判断を取り消すか認容するかであり､特許権につ
いて､特許庁の行政処分が直接争われた場合､特許庁の判断が容認できな
い場合は､裁判所の事実認定の権限が制約される関係もあって､特許庁の
審決を取り消して､改めて事実問題の審理を行わせるため､特許庁に差し
戻す判決が行われている｡
ここでも審決が違法として取り消されるべきものであるが､行政処分で
ある特許権の設定が違法であるから特許権が無効であるとの判断は､当然
に行っていない｡
この判決には､松田二郎裁判官の次のような反対意見が付けられてい
る｡
審決に不服であるとして東京高等裁判所に提起した訴訟における審理の
範囲は､審決の対象に限られるべきとする考えと､限られないとするもの
がある､として､｢およそ特許庁における審判手続は専門的 ･技術的分野
において学識経験ある者をして審査せしめるものである以上､その審決取
消の訴訟においては､通常の訴訟の控訴審におけるごとく新たな請求原因
の主張を許すべきでないと解される｡もし､これを許すときは､特許庁と
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いう特殊の機関を設けた趣旨が没却されるばかりでなく､特許等の無体財
産権についての専門的 ･技術的素養について必ずしも十分ならざる裁判官
の負担を徒に増大せしめるからである｡このように考えるとき､当事者は
その訴訟において新たに他の刊行物を根拠とする登録無効の主張をなすべ
きでなく､裁判所はかかる主張について審理し得ないのは当然というべき
であろう｡｣との考えが示されている｡加えて､｢東京高等裁判所における
訴訟において実用新案の登録出願前に頒布されていた他の刊行物を根拠と
して登録無効の主張を新たになし得たのにかかわらず､これを行わないで
敗訴した者は､爾後一切の刊行物を根拠とする登録無効の主張をもはやこ
れをなし得なくなる｣から､その不当なことはいわずして明らかであると
の意見が付けられている｡
訴訟において新たな公知事実を根拠とする無効の主張は許されない､と
の意見である｡
その理由として､特許庁の存在意義がなくなること､及び裁判官の負担
が大きくなること､を揚げている｡｢加えて｣の段の意見における､登録
無効の主張は､民事訴訟法の既判力との関係で裁判所に対して行えなくな
るといっているが､特許法では敗訴した者も含め審判で審理されなかった
刊行物を根拠とする場合には､再度の登録無効の主張はできるものであ
る(7)から､この意見によると､その後の無効審判で新しい刊行物を証拠
として請求した場合､審判では適法なものとして審理されるが､訴訟段階
では一事不再理で退けられることとなり特許法と民事訴訟法とが両者で矛
盾する規定となってしまう､ことをいっているものと解される｡
4 大法廷判決 (メリヤス編機事件)
昭和51年に､審決取消請求事件において､これまでの最高裁の判断を変
更する判決が大法廷で行われ､審判で審理判断されなかった証拠に基づく
主張については､裁判所の判断を求めることができないことを示した0(8)
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｢特許又は拒絶査定の処分が誤ってされた場合におけるその是正手続に
ついては､一般の行政処分の場合とは異なり､常に専門的知識経験を有す
る審判官による審判の手続の経由を要求するとともに､取消の訴は､原処
分である特許又は拒絶査定の処分に対してではなく､審判の審決に対して
のみこれを認め､右訴訟においては､専ら右審決の適法違法のみを争わ
せ､特許又は拒絶査定の適否は､審判の審決の適否を通じてのみ間接にこ
れを争わせるにとどめている｡｣ことから､｢審判手続において現実に争わ
れ､かつ､審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象
とされるべきものであり､それ以外の無効原因については､訴訟において
これを審決の違法事由として主張し､裁判所の判断を求めることを許さな
いとするのが法の趣旨であると解すべきである｡｣として､特許庁で審理
判断されなかった無効理由について裁判所が判断することを否定した｡
これは､前記松田裁判官の意見そのものである｡
5 均等論判決 (ボールスプライン事件)(9)
平成10年言い渡しのこの事件は､均等論を論じた判決として著名である
が､メリヤス編機事件を意識した判決であるとも理解することができる｡
判決では ｢原審の認定によれば､上告人製品は､無負荷ボールを円周方
向に循環させる点及びスプラインシャフトの凸部をトルク伝達用負荷ボー
ル案内溝の負荷ボールが左右から挟み込む複列タイプのアンギュラコンタ
クト構造を採用している点において､本件発明の構成と共通するもので
あるが､原審が､本件発明の特許出願前に頒布された刊行物である特公
昭44-2361号公報､ドイツ連邦共和国特許第1450060号公報及び米国特許
第3494148号明細書に無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアン
ギュラコンタクト構造に関する記載があることを認定していることからす
れば､これらの技術をボールスプライン軸受に用いることは本件発明の特
許出願前に公知であったことがうかがわれる｡
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そうすると､無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラ
コンタクト構造を備えたボールスプライン軸受の技術が本件発明の特許出
願前に公知であったとすれば､原審の認定では保持器の構成はボールの接
触構造によって根本的に異なるものではないというのであるから､上告人
製品は､公知の無負荷ボールの円周方向循環及び複列タイプのアンギュラ
コンタクト構造を備えたボールスプライン軸受に公知の分割構造の保持器
を組み合わせたものにすぎないということになる｡そして､この組合せに
想到することが本件発明の開示を待たずに当業者において容易にできたも
のであれば､上告人製品は､本件発明の特許出願前における公知技術から
右出願時に容易に推考できたということになるから､本件明細書の特許請
求の範囲に記載された構成と均等ということはできず､本件発明の技術的
範囲に属するものとはいえないことになる｡｣と判示している｡
｢上告人製品は､本件発明の特許出願前における公知技術から出願時に
容易に推考できたということになる｣ということは､そもそも特許として
成立しないものであるから権利行使は許されないと判断していることにな
る｡そうであれば､均等論の話を持ち出すまでもないであろうが､前審が
均等の判断を行っていることから､それに応える意味で判断したものであ
ろう｡判決は､本件特許が､無効か否かを直接判断しているものではない
が､実質的には､本件特許発明が公知技術から容易に推考できたものであ
るから特許として成立しないと述べているに等しいことが分かる｡
正面切って､無効であるといわなかったのは､前記メリヤス編機事件に
おいて ｢審決で判断されなかった特定の証拠による無効事由は裁判所で判
断できない｣とする判決を意識していると理解することにより納得でき
る｡
しかしながら､本論ではないが判決文から明らかなごとく､公知技術か
ら本件特許発明は容易に推考できたものであるから権利行使は許されない
として､この点について高裁での審理をやり直すべく差戻したものであ
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る｡
無効であるかどうかをこの裁判では直接判断しておらず､表現としても
表れてこないのは､均等を判断することにより､権利侵害か否かの当事者
の主張は十分判断できるとしたものであるから､メリヤス編機事件の判例
は踏襲された形となっている｡
高裁では､その後､差戻し審が開始されたが､さすがに原告 (権利者)
は､特許権による権利侵害の主張を維持することが難しいと判断したの
か､あるいは別の理由があったのか明らかでないが､第 1回期日後控訴を
取り下げたことにより､権利侵害でないとした地裁の判決が確定してい
る｡
6 権利濫用判決 (キルビー事件)(10)
平成12年言い渡しのこの判決は､｢特許権に基づく差止め､損害賠償等
の請求は､当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは､特
段の事情がない限り､権利の濫用に当たり許されない｣と判示し､新たな
公知技術について審判における審理判断の有無に関わらず､無効理由が存
在するか否かを裁判所が判断できることを示した｡
判決は続けて､｢無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により
当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも､その特許権に
基づく差止め､損害賠償等の請求が許されると解することは､相当ではな
い｣とし､次の理由を揚げている｡
｢(-) このような特許権に基づく差止めや損害賠償等を請求することを
容認することは､実質的に見て､特許権者に不当な利益を与え､発明を実
施する者に不当な不利益を与えるもので､衡平の理念に反する結果とな
る｡
(二) 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいも
のであるところ､特許権に基づく侵害訴訟において､まず特許庁における
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無効審判を経由して無効審決が確定しなければ､当該特許に無効理由の存
在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されな
いとすることは､特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無
効審判の手続を強いることとなり､また､訴訟経済にも反する｡
(≡) 特許法168条2項は､特許に無効理由が存在することが明らかで
あって無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を
中止すべき旨を規定したものと解することはできない｡｣
168条2項は､｢訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立て
があった場合において､必要があると認めるときは､裁判所は､審決が確
定するまでその訴訟手続を中止することができる｡｣旨規定しているが､
一つの特許権について侵害訴訟と無効審判が裁判所と特許庁で同時に進行
している場合には､裁判所は､無効審判の審決が確定してから審理を進め
る方が訴訟経済に合致することにもなり､裁判所にとっても便宜であると
いう趣旨であって､必ず訴訟手続きを中止しなければならないものではな
い｡
この最高裁の判断は､差止め､損害賠償等の侵害訴訟に関する請求につ
いてのものであり､前述の ｢無効原因があっても実用新案の登録は効力を
有するから､その侵害は権利侵害となる｡｣とした大審院判決を変更して
いる｡
ちなみに､本件判決では判例変更を伴うにも係らず小法廷で行われてい
る｡裁判所法10条3号により判例変更の際は大法廷を開かなければならな
いが､この号には ｢前の最高裁判決｣に反するときと規定されており大審
院判決は含まれない｡最高裁判所事務処理規則9条にも､｢法令の解釈適
用につき意見が大審院の判決に反する場合も小法廷で裁判してよい｣と規
定されている｡(l)
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このキルビー事件判決により､裁判所が特許権について無効か否かの判
断ができるようになったが､裁判所の判断は､無効審判が請求されると確
実に無効にされることが予見できるから権利濫用に当たり特許権の行使が
許されないとするもので､特許権自体を無効にするのが特許庁であること
に変わりはない｡
対世的な無効処分を決定するのは特許庁であるが､無効であることを判
断するのが､裁判所と特許庁の両者となり､判断が分かれた場合など混乱
を引き起こす要因となることは否めない｡
ここで問題なのは､｢無効理由が存在することが明らかであって無効と
されることが確実に予見される場合｣とあることで､技術事項がからむ場
合が多い特許訴訟において､技術専門家とはいえない裁判官が､審判で無
効となることが確実に予見できるかどうかであり､｢常に専門的知識経験
を有する審判官による審判の手続の経由を要求する｣としたメリヤス編機
事件と方針を異にしている｡もっともメリヤス編機事件は査定不服事件で
あり､侵害事件との違いを認め､裁判所のスタンスとして､侵害事件では
無効を判断できるが行政事件では無効を判断できないとしたものと理解で
きなくもない｡
この判決後､特許法104条の3が新たに規定され､裁判所は権利侵害訴
訟において権利が無効審判により無効にされるべきものと認められると
きは､相手方に対しその権利を行使することができないことを明記した｡
7 判決と審決が異なった結論 (パチスロ事件)(12)
この事件は､パチスロ機に関する特許権の侵害訴訟事件である｡特許権
者が､被告は特許権を侵害しているとして､42億円の支払いを求める訴え
を東京地方裁判所へ提起し､被告は､特許権が無効であるとして無効審判
を特許庁へ請求したものである｡
侵害訴訟の場で被告は､特許権は無効となるべきものであるから権利濫
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用に当たると主張したが､平成14年に東京地裁は､権利は有効であるとし
て損害賠償を命ずる判決をした｡これに対し被告は､東京地裁の判決の取
り消しを求め東京高等裁判所へ控訴した｡
一方特許庁は､東京地裁の判決言い渡しの前日に無効理由を特許権者に
通知し､その後､特許を取り消す審決をした｡
特許を取り消された特許権者は､審決は遵法であるとして､侵害訴訟と
同じく東京高裁へ審決取消訴訟を提起した｡
東京高裁は､特許庁の無効審決を維持し､特許権者の訴えを棄却する判
決を言渡したため､特許権者は､判決破棄を求めて､最高裁判所に上告及
び上告受理の申立を行ったが､平成17年7月14日最高裁は､上告を受理し
ない旨の決定をし､痔許権の無効が確定した｡
この事件は､特許庁は権利が ｢無効｣､地裁は､権利は有効で ｢侵害｣
と判断したものであり､地裁判決と､特許庁の判断が食い違ういわゆる
｢ねじれ現象｣が生じた形となった｡
特許庁の審査を経て成立した特許権について､その特許権の有効性が訴
訟で争われるものは､誰がみても明らかな無効というのは非常に少なく､
相違点についての判断が判断する者により異なることから､上記のような
｢ねじれ現象｣が生ずることになる｡
8 まとめ
以上みてきた判決を事件種別でまとめ､要約すると､次のとおりとなる｡
(1) 大審院判決 (硝子腕環製造装置事件)は､侵害事件訴訟で実用新案権
に無効理由があっても権利は有効
(2)裁判での新たな証拠に基づく主張をすることは､適法
① 製粉機事件では､行政事件訴訟で特許審決取消訴訟
(塾 大統領商標事件では､行政事件訴訟で商標審決取消訴訟
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③ 造花実用新案事件では､行政事件訴訟で実用新案審決取消訴訟
(3) 大法廷判決 (メリヤス編機事件)は､特許審決取消訴訟で､新たな証
拠を審決取消訴訟で主張することは違法
(4) 均等論判決 (ボールスプライン事件)は､特許権侵害訴訟で被告製品
は､公知技術から当業者が容易に推考できたから権利非侵害
(5) 権利濫用判決 (キルビー事件)は､債務不存在確認請求の民事訴訟
で､特許に無効理由があるときは､権利の濫用
(6) 裁判所の判決と無効審決が異なった結論 (パチスロ事件)は､民事訴
訟と行政訴訟が併存
9 考察
特許権に無効理由がある場合において､特許権の扱い方の裁判における
変化として､上述の判例では､無効理由があっても特許庁が無効としない
限り有効に権利主張ができる､とする特許権の権利を主張できる範囲を､
他の要因を考慮せず､特許請求の範囲の記載をそのまま判断する立場か
ら､新たな証拠を参酌して特許請求の範囲を解釈し､権利主張する特許権
が有効か否かを判断できるとする流れとなった｡
しかし､メリヤス編機事件では､審判制度の重要性に鑑み､審判で審理
判断されなかった新しい証拠を審決取消訴訟で主張することができないこ
とを明示した｡
ボールスプライン事件の判決文では､特許権が無効であることは明示が
されていないが､公知の刊行物に記載された技術から当業者が容易に推考
できたものであるから､本来特許すべきでないものに該当し権利侵害にな
らないと判断していることが理解でき､高裁に差戻している｡
そして､キルビー事件訴訟に至り､裁判所が無効理由を判断することは
適法であることを明示し､無効審判で無効にされる蓋然性が高い特許権の
場合には､その特許権の行使は権利の濫用に当たり許されないとした｡判
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決自体は､蓋然性よりさらに強い意味を有する ｢確実に予見｣できること
を要請している｡
それでもパチスロ事件にみられるように､裁判所において無効にされる
可能性の存否を判断しても特許庁の無効審判事件と同一の結論が得られる
保証はなく､混乱の解消は図られていないのが現状である｡
この点では二つの側面があることがいわれている｡
第一は､裁判所が技術を正確に把握していないため､裁判所の判断と行
政庁である特許庁の判断が異なっている｡
第二は､権利侵害などの民事訴訟における裁判所のクレーム解釈と､特
許権設定時及び査定不服などの行政訴訟におけるクレーム解釈が異なって
いる｡
(1)裁判所の技術把握
① 民事訴訟法92条の8では､専門的な知見に基づく説明や事件に関す
る事務処理を行うため裁判所に裁判所調査官をおくことができると規定さ
れ､1949年以降特許等の裁判に閑し調査官を配置している｡現在､知財高
裁の調査官は､弁理士出身者1名と特許庁審判官出身者10名が裁判官の技
術的支援を中心に業務を行っているが､特許庁の審判では300名以上の審
判官で行っている全技術分野をこの人数で担当することは非常な困難を伴
い､誤解や不十分な報告がなされることも推測できる｡だからといって裁
判所調査官を審判官の中からさらに増やすことは､裁判所の業務量だけで
なく特許庁の審判業務への影響を考えると現実的ではない｡
また､専門委員が裁判事件に関与できる専門委員制度が導入され､特許
に関する専門技術的事項についても専門家の意見を聞くことができ､純粋
な専門技術との関連での支援者として､裁判官の技術理解の一翼を担って
いるが十分とも言い難い｡
技術に長けた裁判官､それも個人的に技術に詳しいだけでなく､当事者
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の信頼感を確保できる外形的にも技術に詳しい裁判官が求められている｡
その一つが理工系出身の技術裁判官であるが､技術系裁判官の登場にはか
なりの時間がかかりそうである｡
法務省のホームページによると､新司法試験制度が導入された最初の
2003年こそ2446人の理系出身志願者がいたが2006年には1449人､2007年に
は1251人と減少傾向で､全体志願者のうち理系出身者の占める割合は8%
弱になっており､2010年に合格者数を3000人程度と見積もってもその内の
理系出身者は､200人にも満たない計算となる｡さらにその中でも裁判官
を希望する者は10%にも満たない現状からすると､当初の目論見どおりの
技術系裁判官の確保はかなりの困難を強いられることになりそうである｡
② 特許制度では､裁判で必要な場合には特許庁長官へ意見を求めるこ
とができる求意見制度が設けられている｡
特許法には､特許庁長官を被告としない審決取消訴訟において､裁判所
は法律の適用その他の必要な事項について特許庁長官の意見を求めること
ができる (180条の2)､との規定があるが､技術的な内容を､その他の必
要な事項として解しても､調査官制度との関係からこの条に規定する意見
を求めることには関係者の抵抗があるかもしれない｡
しかし､裁判所は必要であれば､特許庁長官へ意見を求めることができ
るのであるから､法律の適用や一般論だけでなく､個々の技術について意
見を求めることも十分ありうることと思われる｡このことにより､裁判所
調査官の存在意義がなくなることもない｡裁判所調査官は､特許庁の意見
を参考に裁判官への報告書を作成するので､特許庁の意見に拘束される必
要もなく､かつ､当事者がより納得できる判断の資料を作成することがで
きることとなる｡
もっとも､この条文は､すべての知財訴訟に利用できるものではなく､
特許庁長官を被告としない審決取消訴訟に限られ､無効の主張がされるこ
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とが多い侵害訴訟における事件には適用できない｡特許庁長官を被告とす
る審決取消訴訟では､審判官が指定代理人として出廷することから必要な
いことは言わずもがなである｡
特許庁長官が被告とならない侵害訴訟において､権利が無効であること
を裁判所が判断できるとしたキルビー事件判決を考慮すると､裁判所が結
論を出す前に権利を設定した特許庁に､意見を求める制度があってもよい
のではないだろうか｡
前述のとおり､裁判所､特に知財高裁には11名の技術系審判官等出身の
調査官が配属されているが､より納得の得られる判決のためにも､また調
査官を配置しない地方裁判所などにとっても､特許庁の意見を活用するこ
とが必要で効果的と考える｡
③ 特許庁長官への意見を求める方法として､税関の例が参考となる｡
知的財産侵害物品は､関税法により輸出及び輸入してはならない貨物と
定められており､税関で取締りを行っている｡(13)
また､関税法には､特許庁長官への意見照会について ｢特許権につい
て､侵害疑義物品について､侵害物品に該当するか否かを認定するための
認定手続が開始された場合､権利者又は輸入者は､一定期間内であれば､
税関長に対し特許発明の技術的範囲に属するか否かに関し､特許庁長官の
意見を聴くことを求めることができ､また税関長は､権利者又は輸入者の
求めがなくても､必要と認めるときは技術的範囲に関し､特許庁長官に意
見照会することができる｡｣(関税法第69条の17)との規定があり､税関長
からの意見照会に対し特許庁長官は30日以内に書面により回答することと
なっている｡
そして､この回答書作成には専門的な知識経験が要求されることから､
特許庁の審判官からなる合議体が回答書を作成している｡
税関長からの意見照会に対しては､技術分野ごとに分かれた32からなる
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部門の一つを特定することにより担当する審判官 ･合議体を特許庁長官が
指定し､回答書が作成されるものであり､税関長から特許庁長官へ送付さ
れた権利者と輸入者の意見書の内容を検討し､30日以内に特許庁から回答
できるように迅速に審理が行われる｡特許庁の段階で権利者や輸入者から
意見を聞くこともないため､合議体が提出された資料のみに基づいて判断
することとなる｡その後､税関長はこの回答書を参考に輸入を差し止める
かどうかを決定するものである｡
この税関長からの意見照会制度と類似の制度を､裁判所の権利侵害訴訟
でも利用することはできないであろうか｡
権利侵害訴訟において､被告である被疑侵害者が権利の無効を主張した
場合､無効である証拠を提出し､無効の論理を構築した準備書面を提出し
ていることが通常であるし､原告である権利者の方も権利が無効でないこ
とを準備書面あるいは証拠を用いて反論していることが普通である｡そう
した場合､無効であるか否かの証拠と主張は揃っていると考えられ､これ
らの資料を基に特許庁において権利の属する技術分野を担当する合議体が
権利の有効性について意見を提出することは税関長からの意見照会と比し
て本質的な違いはないものと考えられる｡
特許庁において無効審判を審理し､審決するまでには現在約1年弱の期
間を要しており､かつ無効審判は､原則口頭審理をすることになっている
ため､その前段階として､答弁書の提出や弁駁書の提出を待って行うこと
から､審決までの期間を短くすることは､答弁期間の短縮など当事者への
負担が大きくなる方策を取らざるをえなくなる｡
意見照会の場合では､無効審判とは違い､両当事者の意見を直接聞くも
のではないから､迅速な処理が可能であり､かつ､審決と同じ程度の負担
が起案に生じるとしても全体としてみれば効率化に資するものと考えられ
る｡併せて､その後に無効審判が請求された場合には､この意見照会の際
の検討を踏まえて審理することとなり､裁判所の判断と特許庁の判断敵離
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を軽減できることが期待できる｡
さらに､この方策を採用することにより､意見書を踏まえた裁判所調査
官による報告がより技術的裏付けをもったものとなり､技術裁判官の実現
までの間の強い味方になるものと思われる｡加えて､当事者にしても技術
が分からない裁判官が行った裁判には信頼が置けないという批判も少しは
和らぐものと考える｡
キルビー事件判決において､｢特許の対世的な無効までも求める意思の
ない当事者に無効審判の手続を強いることとなり､また､訴訟経済にも反
する｡｣との判示についても､無効審判を提起することなく当事者がより
確実な信頼感の高まった判断を得ることができ､必要ならば､無効審判を
請求することにより対世的な無効を求めることも可能となる｡
(2) クレーム解釈
① 権利侵害における特許請求の範囲の解釈と特許権設定における特許
請求の範囲の解釈が異なっていることにより､当事者に不満が生じている｡
すなわち､権利侵害訴訟において特許請求の範囲が実施例だけの範囲に
限定して狭く解釈され､特許権設定の際には､特許請求の範囲が広く解釈
されて拒絶になることがあるというものである｡
特許権設定において､審査官は､出願発明が特許を受けることができる
か否かを審査するもので､技術的範囲の属否を審査するものでなく､その
必要も権限もないという意見もある｡
特許請求の範囲の解釈の仕方を判示した例として平成3年の最高裁判所
リパーゼ判決がある｡(14)
これは､特許出願に係る発明の要旨の認定は､特許請求の範囲の記載の
技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか､あるいは一見
してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明ら
かであるなど､発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の
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事情のない限り､特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである､と
いうものである｡
特許請求の範囲の記載が ｢リパーゼ｣で､明細書の発明の詳細な説明に
リパーゼの下位概念である ｢Raリパーゼ｣の実施例が示されているが､
特許請求の範囲の ｢リパーゼ｣を ｢Raリパーゼ｣に限定して解釈をしな
ければならない特段の事情は認められないとして､発明の要旨認定は､特
許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである､と判示した｡
この判決は､査定系であり､｢特許法29条1項及び2項所定の特許要
件､すなわち､特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理する
に当たっては｣と条件が付いているが､この判示は､本件の事件が29条1
項及び2項を対象にしていたからであり､29条の2の適用､あるいは39条
の適用について否定しているものでなく､同様に当てはまるものと解され
る｡
さらに､この判示が当事者系の侵害訴訟においても当てはまることは､
侵害訴訟における特許発明の要旨認定を否定していないことに加え､以下
に述べる理由からも明らかである｡
② 審査官は､権利範囲を意識して権利設定をしており､リパーゼ判決
でもそうだが､Raリパーゼでなく単にリパーゼだったから拒絶したもの
であり､逆に他のリパーゼが公知例として発見できず､かつ他のリパーゼ
で効果を推認できれば､たとえ実施例がRaリパーゼだけであっても特許
請求の範囲がリパーゼだけで特許査定をすることになる｡
審査官にとっては､明細書の発明の詳細な説明をみれば他のリパーゼで
効果があるかどうかを判断することはさほど困難なことではないだろう｡
公知例を発見できず､審査官が考える他のリパーゼの場合に､発明の効果
を奏するかどうか不明な場合は､開示要件又は実施可能要件を満たしてい
ないとして36条の拒絶理由が発せられ､出願人の意見書による釈明だけで
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拒絶理由が解消されるのであれば､リパーゼのまま特許査定となり､補正
によってもなお拒絶理由が解消されなければ特許査定となることはないだ
ろう｡
なお､化学やバイオ､材料などの一部の技術分野においては､実際に
やってみないと効果が分からない実験学間の分野もあるが､その場合､実
験結果を示す実施例が重要視され､特許請求の範囲が広ければ､上記の開
示要件あるいは実施可能要件違反として処理されるだけである｡
技術は､明細書に記載されている以上に当業者レベルの紙面に表れない
常識を踏まえた判断が必要なことは､審査官は十分理解しているし､記載
がなくても明らかなことはあえて拒絶理由に明記することもしない｡明細
書の内容に基づきクレームが従来例､公知技術との違いが判断できれば､
拒絶理由を起案することなく､相違点をもって進歩性を認め特許査定をす
ることはよくあることである｡技術的識見や判断能力の優れた審査官揺
ど､よい明細書では､進歩性のポイントを把握し､何が除かれているか､
何が含まれているかを理解し､あえて確認はしないこともよくある｡
包袋禁反言というが､手続き書面上に直接表れなくても､明細書､ク
レームから除かれていることが審査官にとって明らかな場合はわざわざ除
かれていることを明言させるためだけの意見書を求めることは通常しない
ものである｡
(勤 特許審査官は､特許査定をした特許請求の範囲が特許権として保
護される範囲であり､権利行使の許される範囲であることを信じて審査
を行っている｡当然､権利範囲はクレームに含まれるかどうかの判断で
あり､容易に推考できたかどうかとは別問題であることを理解して審査を
行っている｡
審査官が審査しているクレームの範囲と容易に推考できたかどうかの範
囲を図で示すと次のようになる｡(図1)
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図1において､星形の内
部が詳細な説明に記載され
た実施例であり､実施例は
一つでも複数でもよい｡特
許請求の範囲の記載は､実
施例を含んで実施例より広
く､太線で表される範囲で
記載されるのが多くの場合
である｡この範囲に含まれ
図1 審査官の審査
実施例より広い請求範囲
る三角形で示す公知技術 ｢B｣があれば同一として拒絶されることとな
り､その外側にある一点鎖線で示す容易の範囲に公知技術 ｢A｣が発見さ
れれば､容易に推考できたとして拒絶となる｡
ここで ｢同一｣とは､技術内容が同じであることだけではなく､発明と
して実質同一を意味しており､設計上の微差を含め下位概念の技術も同一
となる｡
特許請求の範囲が実施例の一部だけを含ませる範囲とした出願もよく見
られる｡(図2)
図2において､太線の円
の外側にある星形の部分
は､実施例には記載されて
いるが特許請求しない部分
であり､権利放棄した部分
である｡この場合､権利範
囲が狭くなり､一部の発明
は権利範囲に含まれず､権
図2 審査官の審査
実施例より狭い請求範囲
B:公知技術
容易推考
利行使も制限されることと
なるが､容易推考とされる一点鎖線の円も小さくなり､公知技術 ｢A｣は
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容易に推考できた技術として考慮されなくなる｡
④ 以上､図1と図2は､審査官の審査における概念であるが､権利範
囲においても変わるところはない｡ただし､権利に含まれるか否かと容易
の範囲と異なることは当然
である｡権利範囲との関係
を同様の図で示す｡(図3)
実施例より広い範囲が特
許権として成立した場合に
は､太線で示す円の内部が 請求の範囲
特許請求の範囲に含まれ 請求の範囲に含まれ
る｡出願後の製品 ｢Ⅹ｣が
図3 権利範囲
-請求の範囲
B:公知技術
同一-請求の範囲に含まれる
A:公知技術
無効理由となる
特許請求の範囲に含まれれば権利侵害となり､一点鎖線で示す特許発明の
容易の範囲に含まれ､特許請求の範囲に含まれない出願後の製品 ｢Y｣及
び容易の範囲にも含まれない製品 ｢Z｣は権利侵害を構成することはな
い｡特許権の効力が及ぶ権利範囲は､請求の範囲であり､この範囲が特許
法1条で規定する発明の保護するものである｡
保護する発明の範囲に入 らないが､容易の範囲に属する公知な技術
｢A｣が発見された場合､無効審判により無効にされるだけであり､侵害
訴訟において､請求の範囲が､公知技術 ｢A｣を一点鎖線で示す容易の範
囲から除外するように､小さい円としての解釈に変更する必要はないし､
また､されることもない｡
G)上位概念で書かれたクレームにおいて権利範囲が実施例に限定され
るとすることは､審査官の意図と全く異なるものである｡審査官は実施例
で審査しているのでなく､特許請求の範囲の記載で審査し､明細書や図面
は特許請求の範囲を理解するために必須であるが､発明の範囲は特許請求
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の範囲の記載そのもので判断している｡
上位概念の特許請求の範囲であればその上位概念で審査し､まず上位概
念に含まれる下位概念のものが実施可能な程度に記載されているか審査
し､実施可能であれば､実施例以外の想定できるすべての実施例をサーチ
範囲としてサーチし､それでも発見できない場合には､たとえ実施例が一
つでも上位概念のままで特許権として権利を付与することを決定している
のである｡もし､そうでないなら､クレームに関係なく実施例だけで権利
範囲が決定されるならば､審査官は実施例のみに基づいて審査すればよい
ことになる｡
出願人は少しでも広い範囲の権利を取ろうと代理人弁理士と共同で､審
査の段階では努力しており､審査官はその特許請求の範囲の内容で権利範
囲を見定め特許要件を審査し､公知技術をサーチして対比判断している｡
例え実施例が一つでも特許請求の範囲の記載が上位概念で､特許請求の範
囲に含まれる公知技術､あるいは進歩性を否定する技術があれば拒絶する
し､なければ特許査定するのが特許法に規定された法の趣旨であると信じ
て行っている｡
⑥ 具体的な例をみると､明細書に鉄とアルミの実施例があって､特許
請求の範囲にアルミだけが記載されていれば､審査官は､出願人は金属の
うちアルミの実施例を特許請求しているとして､公知技術をサーチし､な
ければ特許することになる｡もし､鉄の実施例が発見できた場合には､ア
ルミとの相違を機能､構成､効果の点から検討し､アルミとの相違が実質
的なものでなく単なる選択の問題にすぎなければ､設計事項として拒絶す
ることとなる｡出願人は少しでも広い範囲の権利を取ろうとするものであ
るから､上位概念の金属として特許請求の範囲に記載することもあるが､
その場合､審査官は金属に含まれる下位概念のひとつをサーチすることに
より､実施例に記載されていない､例えば銅が発見できた場合には､拒絶
無効理由を率んだ特許権 (杉山) 25
することとなる｡
特許請求の範囲にアルミと書いてあって鉄が明らかに除いてあれば､審
査官は鉄を除いた理由に言及することなくアルミが公知技術として発見で
きなければ特許査定をすることになる｡アルミと鉄が同等の効果を奏する
としても､権利範囲には､アルミは含まれるが鉄は含まれないものとして
解して扱うのである｡
特許請求の範囲の記載を上位概念とするか下位概念とするか､鉄を含ま
せるかアルミだけにするかなどは､出願人の権限であり､審査官が指示す
るものではなく､ただ拒絶理由で示すだけである｡
鉄を除いた特許請求の範囲で権利が成立すれば､権利行使の際に､いか
なる理由によっても鉄が含まれることにはならないはずである｡同じよう
にアルミと同等の効果を奏することが当業者に自明であるからといって､
銀が含まれることにもならない｡逆に上位概念の金属という記載であれ
ば､特許権は明細書に説明のない銀に及ぶことも審査官は当然に理解し
サーチし､審査しているものであるから､実施例にないから､あるいは銀
の効果が記載されていないからという理由だけで権利範囲から外して解釈
することは､出願人の意図とも､審査官の意図ともかけ離れたものとなり
適切ではないと考える｡
明細書や拒絶理由､意見書に表われなくても審査官は銀について検討し
効果を認めたからこそ､上位概念である金属で特許権を設定したものであ
る｡
審査の段階で意図しなかった金属が､その後に発見され､その金属であ
れば効果を奏さないことや､発明を実施できないことが明らかとなること
はあるが､その場合には､明細書や特許請求の範囲を明瞭でない記載の釈
明あるいは特許請求の範囲の減縮により訂正すれば解決する問題であり､
訂正審判制度を利用することにより､権利者にも第三者にも不都合は生じ
ない｡
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発明には､種々のものがある｡出願人が発明として捉え明細書に記載し
た発明､特許法上の発明､特許請求の範囲に記載された発明､そして特許
権の対象となった発明がある｡
特許請求の範囲に記載された発明が特許権の対象とする発明に相応しい
かを特許法が規定する要件に則って判断するのが審査官の仕事であり､権
利行使の際の基準となる範囲を設定しているのが審査官の仕事である0
(∋ 侵害訴訟段階で､上位概念で記載された特許請求の範囲だからとい
う理由だけで､権利範囲は明細書の実施例に限定して解釈するというのは
不適切であって､上位概念であれば特許請求の範囲に含まれる公知技術が
あり29条で無効である､あるいは特許請求の範囲に含まれる他の実施例で
は､効果を奏さないから36条の要件を満たさず無効であると判断するなら
ともかく､実施例が少ないから実施例に限定して特許請求の範囲を解釈す
るというのは､技術と法の一方のみに偏し両者を理解しない者の論理であ
ると考えるがいかがであろう｡
権利侵害訴訟でも素直に公知技術を含んでいるから本件特許は無効理由
があり権利侵害とならない､と断定した方がすっきりすると思われる0
今や大審院の判決にあった ｢死んでも権利は存在するから権利侵害であ
る｣という論理は変更され､キルビー事件で､裁判所は無効とする権限は
ないが ｢無効にされる場合は権利の濫用になる｣として権利侵害を認めな
いことを判例としているのであるから､中途半端に権利侵害では明細書の
実施例に限定して解釈し､権利侵害を判断する必要もないものと思われ
る｡
(釘 特許請求の範囲の解釈について､審査と侵害は解釈が別だという意
見があるが､これは29条1項と2項とを混同したものであり､少なくとも
審査官が行う29条1項の同一の判断については､解釈に違いはないはずで
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ある｡公知技術から容易に発明できたかどうかは､審査の段階の特許権成
立の問題だけで､権利成立後の権利侵害事件において､製品が特許発明の
中に含まれるかどうかと異なるものであることは明らかであり､侵害訴訟
における権利範囲の解釈は､製品が特許請求の範囲に含まれるかどうかの
判断であるから同じ条文でケースにより解釈を異ならせる必要はない.
最高裁も高裁も査定系と侵害事件では別の解釈をすべきだとは､微塵も
そのような判断をしていないし､判決文上表現もしていない｡法は実社会
とともにあるべきであり､法が実社会を離れて独自で存在することはあり
えない｡特に特許法など実務との関係が深いもので技術的要素が必須とな
るものであれば､審査官の業務内容と法の対象とする技術との関係は十分
理解することが望まれる｡
もし､審査官が､権利範囲を考えなくて公知例がなければ特許すること
だけで審査をするならば､36条も細かく検討する必要はないし､補正の制
限も厳格である必要もなくなってしまうだろう｡
注 :
当業者に自明な略語､略号､簡略表現を用いている箇所があり､公用文の書き方に従っ
て判決文などの表現を原文と変えた箇所もある｡
クレームと特許請求の範囲､及び公知例は公知技術と略同義であるa
東京高等裁判所を東京高裁､知的財産高等裁判所を知財高裁､特許権を設定するのは審
査官の場合特許査定であり､審判官の場合は審決であるが､審査官の特許査定で代表させ
ている｡
同一については､本文にもあるように同じものの意味ではなく､39条文は29条の2で拒絶
理由となる範囲の意味で使用し､条文は断りのない限り特許法である0
(1) ｢新規ノ工業的考案ヲ篤シタルモノトシテ賓用新案ノ登録ヲ受ケタル以上ハ縦令其
考案力公知公用ノモノニ係り費用新案樺ヲ付輿スへキモノニ非サル場合二於テモ該登
録ヲ無数 トスル旨ノ審判確定セサル以上ハ営然其致カヲ失フモノニ非ラス｣大正6年
4月23日 大審院第二民事部 大正5年 (オ)第1033鍍
(2) 昭和28年10月16日 最高裁第二小法廷 昭和26年 (オ)第745号 特許願拒絶査定
不服抗告審判の審決取消請求上告事件
(3) 昭和35年12月20日 最高裁第三小法廷 昭和33年 (オ)第567号
(4) 商標法2粂 :左二掲クル商標二付テハ之ヲ登録セス 9号 :他人ノ登録商標 卜同一
又ハ類似ニシテ同一又ハ類似ノ商品二使用スルモノ 11号 ;商品ノ誤認又ハ混同ヲ生
セシムルノ虞アルモノ
(5) 等優美編著 学説判決工業所有権総覧 617ページ､(樵)帝国地方行政学会､
S31.10.28
(6) 昭和43年4月4日 最高裁第一小法廷 昭和39年 (行ツ)第62号 ･民集22巻4号
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(7) 一事不再理 現行法は実用新案法41条で準用する特許法167条であるが､同一の内
容が旧法では旧実用新案法26条で準用する旧特許法117条 ｢特許若ハ--確定審決ノ
登録アリタルトキハ何人卜錐同一事実及同一証拠二基キ同一審判ヲ請求スルコトヲ得
ス｣
(8) 昭和51年3月10日 最高裁大法廷 昭和42年 (行ツ)第28号 審決取消請求事件
(9) 平成10年2月24日 最高裁第三小法廷 平成6 (オ)1083 特許権侵害差止等 (第
52巻1号113頁)
(10) 平成12年4月11日最高裁第三小法廷 平成10年 (オ)第364号債務不存在確認請求
事件
(ll) 裁判所法10条によれば､
1 当事者の主張に基づいて､法律､命令､規則､又は処分が憲法に適合するかしな
いかを判断するとき (意見が前に大法廷でした､その法律､命令､規則､又は処分
が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く｡)(同条 1号)
2 上記の場合を除いて､法律､命令､規則､又は処分が憲法に適合しないと認める
とき (同条2号)
3 憲法その他の法令の解釈適用について､意見が前に最高裁判所のした裁判に反す
るとき (同条3号)
のいずれかのときには大法廷で審理をしなければならず､他に､小法廷の裁判官の意
見が数説に分かれ各々同数の場合や裁判官の分限裁判や人事官の弾劾裁判も大法廷で
審理しなければならない｡
(12) 平成14年3月19日東京地方裁判所 平成11(ワ)23945号 特許権侵害訴訟
(13) 税関による知財取締 htp://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/
特許庁長官意見照会 htp://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/C_003.htm
(14) 平成3年3月8日最高裁第二小法廷 昭和62(行ツ)3号 審決取消 (第45巻3号
123貢)
(本学法科大学院教授)
